DOM AV DEN 4.5.1999 — FORENADE MALEN C-108/97 OCH C-109/97

DOMSTOLENS DOM
den 4 maj 1999”

I de forenade milen C-108/97 och C-109/97,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), frin
Landgericht Miinchen I, Tyskland, att domstolen skall meddela ett férhandsavgs-
rande i de vid den nationella domstolen anhingiga mélen mellan

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

och

Boots- und Segelzubehor Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

* Riucgingssprik: ryska.
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angdende tolkningen av artikel 3.1 ¢ och 3.3 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgiva, omride 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G. C.Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
P. J. G.Kapteyn, ].-P.Puissochet, G.Hirsch och P.Jann samt domarna
G. F Mancini, J. C.Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent) och
D. A. O. Edward,

generaladvokat: G. Cosmas,
justitiesekreterare: avdelningsdirektdren H. A. Riihl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriecbs GmbH (WSC), genom
advokaten Stephan Gruber, Miinchen,

— Boots- und Segelzubehor Walter Huber, genom advokaten Michael Nieder,
Miinchen,

— Franz Attenberger, genom advokaten Richard Schénwerth, Miinchen,
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— TIrtaliens regering, genom professor Umberto Leanza, chef for utrikesministeriets
avdelning for diplomatiska tvister, i egenskap av ombud, bitridd av Oscar
Fiumara, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Jan Berend Drijber, rittstjins-
ten, i egenskap av ombud, bitridd av advokaten Bertrand Wigenbaur, Bryssel,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 3 mars 1998 av:
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), Boots- und
Segelzubehor Walter Huber, Franz Attenberger och kommissionen,

och efter att den 5 maj 1998 ha hort generaladvokatens férslag till avgérande,

foljande

Dom

Landgericht Miinchen I har genom tvé beslut av den 8 januari 1997, som inkom till
domstolens kansli den 14 mars samma ir, i enlighet med artikel 177 1 EG-férdraget
(nu artikel 234 EG) stillt frigor om tolkningen av artikel 3.1 ¢ och 3.3 i ridets férsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgiva, omride 13,
volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).
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t

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan d ena sidan bolaget Windsurfing Chiem-
see Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (nedan kallat Windsurfing Chiem-
see) och & andra sidan bolaget Boots- und Segelzubehér Walter Huber (nedan kal-
lat foretaget Huber) och Franz Attenberger. Tvisten ror det faktum att de senare
anvinder sig av beteckningen ”Chiemsee” nir de siljer sportklider.

Gemenskapslagstiftningen

I artikel 2 1 direktivet, med rubriken “Tecken som kan utgora ett varumirke”,
foreskrivs foljande:

*Ett varumirke kan utgdras av alla tecken som kan iterges grafiskt, sirskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstaver, siffror, formen pa en vara eller dess for-
packning, forutsatt att tecknen i friga kan sirskilja ett foretags varor eller tjinster
frin andra foretags.”

I artikel 3 1 direktivet, med rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”,
foreskrivs foljande:

”1. Foéljande tecken och varumirken fir inte registreras och om registrering har
skett skall de kunna ogiltigférklaras:

a) Tecken som inte kan utgora ett varumirke.
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b) Varumirken som saknar sirskiljningsformaga.

c¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka 1 handeln visar
varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geo-
grafiska ursprung, tiden fo6r deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjinsterna.

d) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka 1 det dagliga
sprikbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en

sedvanlig beteckning f6r varan eller tjansten. -

g) Varumirken som ir dgnade att vilseleda allminheten t. ex. med avseende pa va-
rans eller tjinstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

3. Ett varumirke skall inte vigras registrering eller ogiltigforklaras med stéd av
punkt 1 b, ¢ eller d, om det fére tidpunkten for registreringsansékan och som en
f5]jd av det bruk som har gjorts av det har forvirvart sarskiljningsférmiga. En med-
lemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven dd sirskilj-
ningsférmigan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller tid-
punkten {or registreringen.”
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I artikel 6 i direktivet, med rubriken "Begrinsningar av ett varumirkes rittsverkan”,
foreskrivs foljande:

”1. Varumirket ger inte innehavaren ratt att férhindra tredje man att i niringsverk-
samhet anvinda

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda indamail,
virde, geografiska ursprung, tidpunkten f6r framstillandet eller andra egenska-
per,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.”

I artikel 15.2 i direktivet, med rubriken *Sirskilda bestimmelser for kollektivmar-
ken, garantimirken och kontrollmirken”, foreskrivs féljande:

?Oberoende av artikel 3.1 ¢ kan en medlemsstat bestimma att tecken eller upplys-
ningar, som 1 handeln kan ange varornas eller tjinsternas geografiska ursprung, far
utgora kollektiv-, garanti- eller kontrollmarken. Ett sidant mirke ger inte inncha-
varen ritt att forbjuda tredje man att i niringsverksamhet anvinda sidana tecken
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eller upplysningar, forutsatt att han brukar dem i 6verensstimmelse med god affirs-
sed. I synnerhet fir ett sidant mirke inte dberopas gentemot en tredje man som har
ritt att anvinda ett geografiskt namn.”

Den nationella lagstiftningen

Direktivet har inforlivats i tysk ritt genom Markengesetz (lag om varumirken), som
tradde i kraft den 1 januari 1995. Enligt 8 paragrafen andra stycket andra punkten
ar det inte mojligt att registrera varumirken “som endast bestir av upplysningar
vilka i handeln visar ... varornas geografiska ursprung ... eller andra egenskaper hos
varorna”.

Enligt 8 paragrafen tredje stycket i Markengesetz ir 8 paragrafen andra stycket
andra punkten inte tillimplig om “varumirket fore registreringsbeslutet har inar-
betats inom berérda omsittningskretsar genom att det har brukats for de varor som
ansokan avser”.

Bakgrund och den nationella domstolens fragor

Med sina 80 kvadratkilometer ir Chiemsee den storsta sjon 1 Bayern. Den ir en
turistattraktion dir man bland annat utovar bridsegling. I det omride som omger
sjon, kallat ”Chiemgau”, ir jordbruk den dominerande sysselsittningen.
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Windsurfing Chiemsece ar etablerat vid sjon Chiemsee. Bolaget siljer sportklider
och skor samt andra sportartiklar som formgetts av ett nirstdende bolag, etablerat
pé samma plats som s6kanden, men som tillverkas pd annan plats. S6kanden anvin-
der beteckningen Chiemsee for sina varor. Mellan dren 1992 och 1994 registrerade
Windsurfing Chiemsee denna beteckning i Tyskland som figurmirke, i form av
olika grafiska symboler vilka ibland 4tf6ljs av kompletterande upplysningar som
“Chiemsee Jeans”, "Windsurfing — Chiemsee — Active Wear”.

Enligt besluten om hinskjutande finns det inget tyskt varumirke som skyddar ter-
men "Chiemsee” som sidan. De behoriga tyska registreringsmyndigheterna har
fram till nu ansett att termen ”"Chiemsee” utgor en beteckning som kan anvindas
for att visa det geografiska ursprunget, vilket innebir att den inte fir registreras som
varumirke. De har diaremot gitt med pi att registrera de sirskilda grafiska atergiv-
ningarna av termen “Chiemsee” och de kompletterande uppgifter som medféljer
dessa 3tergivningar som figurmirken.

Foretaget Huber siljer sedan ar 1995, i en stad vid sjon Chiemsee, sportklider
sdsom “t-shirts” och ”sweat-shirts” och anvinder sig di av termen “Chiemsee”.
Termen iterges emellertid inte med samma grafiska form som formen fér de varu-
mirken som identifierar Windsurfing Chiemsees varor.

Franz Attenberger siljer sportklider av samma typ i nirheten av Chiemsee. Aven
han anvinder sig av termen "Chiemsee” som beteckning pi sina varor, dock inte
med samma grafiska former och, fér vissa varor, kompletterande uppgifter som
Windsurfing Chiemsee.
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I mélen vid den nationella domstolen har Windsurfing Chiemsee gjort gillande att
foretaget Huber och Franz Attenberger inte har ritt att anvinda sig av beteckningen
”Chiemsee”, trots att tecknen pd deras varor inte har samma grafiska form som
tecknen pé sokandens varor, eftersom det finns risk for forvixling med sokandens
beteckning "Chiemsee”, som denne anser 4r kind i handeln och som i vart fall har
anvints sedan dr 1990.

Svarandena i mélen vid den nationella domstolen har invint att termen "Chiemsee”
inte kan erhidlla skydd med hinsyn till att det ror sig om en beteckning av det
geografiska ursprunget, vilken bor fortsitta att std till allas férfogande och vars
anvindning i en annan grafisk form an den som anvinds av Windsurfing Chiemsee
inte kan leda till nigon risk for forvixling.

Landgericht Miinchen I har i beslutet om hinskjutande uppgett foljande:

— Om ett varumirke utgérs av en beskrivande beteckning 1 den mening som avses
i artikel 3.1 ¢ i direktivet, som grafiskt dterges pi ett sitt som inte ir brukligt,
beror sirskiljningsformigan och omfattningen av skyddet av detta varumirke
endast pa de sirskilda grafiska uppgifter som skall skyddas. Forvixlingsrisk kan
endast uppkomma om dessa uppgifter liknar varandra och inte om beskrivande
avsnitt Overensstimmer med varandra.

— Aven om den behériga myndigheten endast har registrerat ett varumirke pi
grund av den sirskilda grafiska formen pé en term som i sig inte kan skyddas,
kan den domstol som skall avgora ett mil om varumirkesintring faststilla att
termen 1 sig kan skyddas och definiera det omtvistade varumirkets “helhetsin-
tryck” och sirskiljningsforméga pa ett annat sitt dn registreringsmyndigheten.
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— For att kunna avgora tvisterna vid den nationella domstolen ar det nédvindigt
att definiera om och i vilken omfattning tolkningen av artikel 3.1 ¢ 1 direktivet
faststills och begrinsas med hinvisning till ett behov av att utesluta ensamritt
("Freihaltebediirfnis”), ett behov som enligt tysk rittspraxis miste vara konkret,
aktuellt och tungt vigande. Om det inte finns anledning att beakta och bedéma
ett “tungt vagande behov av att utesluta ensamritt”, omfattas termen *Chiem-
see” automatiskt av artikel 3.1 ¢, eftersom den 1 vart fall kan anvindas for att
visa textilvarors geografiska ursprung. Om det diremot finns anledning att
beakta ett tungt vigande behov av att utesluta ensamritt”, miste hinsyn dven
tas till att det inte finns nigon textilindustri vid Chiemsee. Sokandens varor
formges visserligen dar men de tillverkas utomlands.

— I férekommande fall frigas vidare om termen "Chiemsee”, till {6ljd av att den
har brukats under en viss tid, kan skyddas sisom varumirke utan registrering
med stdd av 4 paragrafen andra meningen i Markengesetz. Eftersom villkoren i
denna bestimmelse nédvindigtvis ir uppfyllda om dven villkoren i 8 paragrafen
andra punkten ir uppfyllda, maste artikel 3.3 1 direktivet, som utgor bas for
sistnimnda bestimmelse, tolkas.

— Frigan ir siledes om artikel 3.3 i direktivet innebir att ett tecken far registreras
nir det har anvints som varumarke tillrickligt linge och i tillricklig omfattning
for att en inte alltfor liten del av omsittningskretsen anser det utgéra ett varu-
mirke eller om, vilket den tyska lagstiftaren anser genom att begreppet inar-
betning (”Verkehrsdurchsetzung”) anvinds i 8 paragrafen tredje stycket 1 Mar-
kengesetz, de strikta krav som fram till nu har tillimpats i tysk praxis fortfarande
skall tillimpas, vilket bland annat medfor att den “inarbetningsgrad” som krivs
varierar beroende pi intresset av att beteckningen skall kunna brukas av andra
("Freihalteinteresse™).
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Mot bakgrund av dessa omstindigheter ansdg Landgericht Miinchen I att en tolk-
ning av varumirkesdirektivet var nddvindig, varfér den beslutade att vilande-
forklara mélen och stilla féljande frigor till domstolen:

”1) Frigor angiende artikel 3.1 c:

Skall artikel 3.1 c forstds s3, att det ar tillrickligt om det finns mojlighet ate
anvinda en beteckning for bestimning av geografiskt ursprung eller maste
denna mojlighet konkret ligga nira till hands (i den meningen att liknande
foretag redan anvinder sig av detta ord for att visa likartade varors geografiska
ursprung eller att det dtminstone finns konkreta skil for att detta férvintas ske
inom overskadlig framtid) eller médste det dessutom finnas ett behov av att
anvinda denna beteckning f6r att pd ifrdgavarande varor hinvisa till det geo-
grafiska ursprunget eller maste det dirutdver aven finnas ett sirskilt behov av
att anvinda denna ursprungsbeteckning, till exempel darfér att varor av detta
slag, som tillverkas i en viss region, itnjuter ett sarskilt anseende?

Har den omstindigheten att varumirkets ritisverkan ir begrinsad pa sitt som
avses 1 artikel 6.1 b nigon betydelse f6r huruvida en vidstricke eller restriktiv
tolkning av artikel 3.1 c skall goras i friga om geografiska ursprungsbeteck-
ningar?

Omfattar de geografiska ursprungsbeteckningar som avses i artikel 3.1
c endast sidana beteckningar som hinfor sig till varans tillverkning pa viss ort
eller ar det tillrickligt att handel med denna vara sker pd denna ort eller frin
samma ort eller dr det, sdvite giller textiltillverkning, tillrickligt att de formges
i den angivna regionen medan tillverkningsprocessen direfter genomférs pd
annan ort?
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Frigor angdende artikel 3.3 forsta meningen:

Vad krivs enligt denna féreskrift f6r att en beskrivande beteckning enligt arti-
kel 3.1 ¢ skall kunna registreras?

Frigan giller sirskilt om likadana krav uppstills i samtliga fall eller om kraven
varierar alltefter styrkan av behovet att utesluta ensamritt ("Freihaltebediirf-
nis’).

Ar dirvid den i tysk rittspraxis hittills ridande uppfattningen att beskrivande
beteckningar, f6r vilka det finns ett behov av att utesluta ensamritt ("Freihal-
tebediirfnis’), kriver att sékanden kan visa att de har inarbetats i handeln
(’Verkehrsdurchsetzung’) i mer an 50 procent av de berérda omsittningskret-
sarna forenlig med denna bestimmelse?

Innebir denna bestimmelse att det stills krav pi sittet att faststilla den sir-
skiljningsformaga som uppkommit till f6ljd av bruk?”

Genom beslut av domstolens ordférande av den 8 juli 1997 har de bdda mailen
férenats vad avser det skriftliga forfarandet, det muntliga forfarandet och domen.

De fragor som avser artikel 3.1 c i direktivet

Genom dessa frigor, som skall behandlas i ett sammanhang, vill den nationella
domstolen i huvudsak fa klarhet i under vilka omstindigheter artikel 3.1 ¢ i direk-
tivet utgor hinder for registrering av ett varumirke som enbart bestdr av ett geo-
grafiskt namn. I synnerhet frigar den
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— om tillimpningen av artikel 3.1 ¢ beror pi om det foreligger ett konkret, aktuellt
och tungt vigande behov av att utesluta ensamritt, och

— vilket samband som miste finnas mellan den geografiska platsen och de varor
som ar féremal for ansdkan om registrering av det geografiska namnet pa denna
plats s3som varumairke.

Windsurfing Chiemsee har gjort gillande att artikel 3.1 ¢ i direktivet endast utgér
hinder for att en geografisk ursprungsbeteckning registreras som varumirke da
denna beteckning utpekar en viss plats, di flera foretag pd denna plats tillverkar
varor for vilka skydd har begirts och di platsens namn vanligtvis anvinds for att
visa de berorda varornas geografiska ursprung,.

Foretaget Huber och Franz Attenberger anser att en rimlig mojlighet att en beteck-
ning i framtiden kommer att anvindas for att visa ett geografiskt ursprung pi den
relevanta produktmarknaden ar tillrickligt f6r att beteckningen inte skall kunna
registreras som varumirke med stod av artikel 3.1 c i direktivet. Enligt dessa avser
denna bestimmelse inte enbart de ursprungsbeteckningar som ir att hinféra till
varornas tillverkning.

Den italienska regeringen anser att varje foretag sjilvt fir beddma om det har
mojlighet att anvinda en geografisk ursprungsbeteckning fér att utpeka varor som
har nigon form av samband med en viss plats, oavsett om det ir friga om tillverk-
ning eller handel. Enbart méjligheten att anvinda en beteckning for att visa ett
geografiskt ursprung ir av intresse vid genomforandet av artikel 3.1 ¢, och det
forefaller inte som om det finns behov av en sirskilt kvalificerad mojlighet vid till-
limpningen av denna bestimmelse.
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Kommissionen anser att artikel 3.1 ¢ skall tolkas pa sa sitt att frigan huruvida varu-
mirket kan registreras inte ir avhingig av om det i ett sarskilt fall foreligger ett
konkret och tungt vigande behov av att varumirket kan brukas av tredjeman. I
friga om sportklider ir den plats eller den region dir dessa artiklar har formgetts,
eller i forekommande fall dir det féretag som bestillt tillverkning av dessa varor ar
etablerad, att hinféra till de geografiska ursprungsbeteckningar som avses 1 arti-
kel 3.1 c.

Domstolen pipekar inledningsvis att enligt artikel 3.1 c fir beskrivande varumiarken
inte registreras, det vill siga varumirken som endast bestir av tecken eller upplys-
ningar vilka kan anvindas f6r att visa egenskaperna hos de kategorier av varor eller
yjanster som ir foremal for registreringsansokan.

Detta férbud i artikel 3.1 ¢ har uppstillts 1 syfte att skydda en milsittning av all-
minintresse, nimligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kate-
gorier av varor eller tjinster som ir féremal f6r registreringsansékan kan anvindas
fritt av alla, inbegripet som kollektivmirke eller 1 sammansatta eller grafiska varu-
mirken. Denna bestimmelse utgor siledes hinder for att sidana tecken eller upp-
lysningar forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som varumairke.

Betriffande tecken och upplysningar som kan anvindas for att visa det geograﬁska
ursprunget till de kategorier av varor som ir foremal for ansokan om registrering
av varumirket, i synnerhet geografiska namn, forehgger det ett allminintresse att
undvika ensamritt. Sddana tecken och upplysmngar ir nimligen limpliga for att
dels eventuellt lyfta fram kvalitén och andra egenskaper hos de berorda kategorierna
av varor, dels att pi olika sitt influera konsumenternas preferenser, till exempel
genom att forknippa varorna med en plats som kan vicka positiva kinslor.
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Det allminintresse som ligger till grund for den aktuella bestimmelsen framgar f6r
dvrigt av att medlemsstaterna enligt artikel 15.2 1 direktivet har mojlighet att obe-
roende av artikel 3.1 ¢ foreskriva att de tecken eller upplysningar som kan beskriva
varornas geografiska ursprung fir utgora kollektivmarken.

Domstolen papekar dven att artikel 6.1 b i direktivet, till vilken den nationella dom-
stolen har hinvisat i sina frigor, inte motsiger vad som just har pipekats betrif-
fande syftet med artikel 3.1 ¢ och fér Gvrigt inte inverkar pd ett avgorande sitt pa
tolkningen av denna bestimmelse. I artikel 6.1 b, som sirskilt avser de fall di ett
varumirke som helt eller delvis bestdr av ett geografiskt namn har registrerats,
foreskrivs inte att tredjeman har ritt att bruka ett sidant namn som varumirke utan
dir féreskrivs endast att de kan anvinda namnet i upplysningssyfte, det vill siga
som upplysning om det geografiska ursprunget, forutsatt att tredje man handlar i
enlighet med god affirssed.

Domstolen konstaterar vidare att det 1 artikel 3.1 ¢ 1 direktivet inte enbart foreskrivs
ett f6rbud mot registrering av geografiska namn som varumirke i de fall di de
utpekar vissa geografiska platser som redan ir omtalade eller kinda fér den berorda
kategorin av varor och som darfor har ett samband med denna kategori enligt den
berérda omsittningskretsens uppfattning, det vill siga i handeln och enligt den
genomsnittliga konsumenten av denna kategori av varor inom det omride som ir
foremal for registreringsansokan.

Det framgir nimligen av sjilva ordalydelsen av artikel 3.1 ¢, i vilken det talas om

“upplysningar vilka ... visar varornas eller tjinsternas .. geograﬁska ursprung”, att
de geografiska namn som kan komma att brukas av foretag sven skall finnas till-
gingliga for dessa si att de brukas som geografiska ursprungsbeteckningar f6r den
berorda kategorin av varor.
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Enligt artikel 3.1 c i direktivet skall den behdriga myndigheten bedéma om det
geografiska namn som ir féremal for ans6kan om registrering som varumirke utpe-
kar en plats som f6r ndrvarande enligt den berérda omsittningskretsens uppfattning
har ett samband med den berérda kategorin av varor eller om det i framtiden ir
troligt att ett sddant samband kan uppsta.

Vid bedémningen i det senare fallet av om detta geografiska namn, enligt den
berdrda omsittningskretsens uppfattning, kan visa den berorda varukategorins
ursprung, skall hinsyn sirskilt tas till hur stor vetskap denna krets har om ett sddant
namn samt karaktiren pi den plats som namnet utpekar och p3 den berérda kate-
gorln varor.

Domstolen pdpekar i detta hinseende att artikel 3.1 ¢ 1 direktivet i princip inte utgor
hinder for registrering av geografiska namn som ir okinda for den berdrda omsitt-
ningskretsen, eller i vart fall 4r okinda som beteckning pa en geografisk plats, eller
namn avseende vilka, pd grund av den utpekade platsens karakir (till exempel ett
berg eller en sjo), det inte ir troligt att den berdrda omsittningskretsen uppfattar
som om den berérda kategorin varor kommer frin denna plats.

Domstolen preciserar emellertid att det inte kan uteslutas att namnet pi en sj6 kan
visa ett geografiskt ursprung i den mening som avses 1 artikel 3.1 ¢, dven avseende
sidana varor som ir aktuella i milen vid den nationella domstolen, under férut-
sittning att den berdrda omsittningskretsen kan forstd detta namn s3 att det omfat-
tar sjostrinderna och den nirliggande regionen.

Hirav f6ljer att tillimpningen av artikel 3.1 ¢ inte beror pid om det foreligger kon-
kret, aktuellt och tungt vigande behov av att utesluta ensamritt ("Freihaltebediirf-
nis”) enligt den tyska rittspraxis som beskrivs i punkt 16 tredje strecksatsen i
denna dom.
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Domstolen pipekar slutligen att, aven om den geografiska ursprungsbeteckningen
avseende den vara som berérs av artikel 3.1 c i direktivet i vanliga fall forvisso utgér
en upplysning om var varan har tillverkats eller kan ha tillverkats, det inte kan
uteslutas att sambandet mellan kategorin varor och den geografiska platsen beror
pd andra omstindigheter, till exempel det faktum att varan har utvecklats och form-
getts pd den berorda geografiska platsen.

Av vad ovan anforts foljer att de frigor som avser artikel 3.1 c i direktivet skall
besvaras s, att denna artikel skall tolkas pé si sitt att

det i denna artikel inte enbart foreskrivs ett férbud mot att geografiska namn
registreras som varumirken i de fall di de anger platser som for nirvarande
enligt den berdrda omsittningskretsens uppfattning har ett samband med den
berérda kategorin varor, utan férbudet giller iven geografiska namn som i fram-
tiden kan komma att anvindas av de berdrda féretagen som en geografisk
ursprungsbeteckning avseende den aktuella kategorin varor,

om det aktuella geografiska namnet {6r narvarande enligt den berérda omsitt-
ningskretsens uppfattning inte har nigot samband med den berorda kategorin
varor, skall den behoriga myndigheten bedéma om det ir rimligt att ett sidant
namn, enligt den berorda omsattningskretsens uppfattning, kan komma att ange
det geografiska ursprunget till denna kategori varor,

vid denna bedémning skall hinsyn sirskilt tas till 1 vilken omfattning den be-
rorda omsittningskretsen kinner till det aktuella geografiska namnet samt sir-
dragen for den plats som namnet utpekar och {6r den berdrda kategorin varor,

sambandet mellan den berérda varan och den geografiska platsen inte nodvin-
digtvis beror pi om varan har tillverkats p3 denna plats.

I-2826



38

39

40

WINDSURFING CHIEMSEE

De frigor som avser artikel 3.3 férsta meningen i direktivet

Den nationella domstolen vill genom dessa fragor 1 huvudsak {3 klarhet i vilka krav
som stills enligt artikel 3.3 f6rsta meningen 1 direktivet f6r att ett varumirke skall
anses ha férvirvat sirskiljningstérmiga till f6]jd av bruk. Den frigar i synnerhet om
dessa krav varierar alltefter behovet av att utesluta ensamritt ("Freihaltebediirfnis™)
och om det i denna bestimmelse stills krav pa hur den sirskiljningsférmiga som
forvarvats genom bruk skall faststillas.

Windsurfing Chiemsee har gjort gillande att den grad av sirskiljningsf6rmiga som
krivs enligt artikel 3.3 ir densamma som den som ursprungligen krivs vid regist-
reringen av varumirket och att begreppet uteslutande av ensamritt darfor saknar
relevans. Enligt sékanden dr sirskild inarbetning i den berérda omsittningskretsen
inte nédvindig. Vid bedémningen av om en vara har férvirvat sirskiljningsformiga
till f6ljd av bruk, skall all form av bevisning tillitas och bedomas, sirskilt bevisning
om den omsittning som varumirket varit foremal for, reklamkostnader och upp-
gifter som publicerats i pressen.

Foretaget Huber har pastitt att artikel 3.3 1 dircktivet och 8 paragrafen tredje
stycket 1 Markengesetz utgér "tvd sidor av samma mynt”. Dir det i den forsta
bestimmelsen anges det resultat som skall uppnis, det vill siga sirskiljningsférma-
gan, anges det 1 andra bestimmelsen det sitt pa vilket detta resultat har uppnatts,
det vill siga inarbetning av varumirket i den berorda omsittningskretsen till foljd
av varans sirskiljningsférmiga. Om det ar mojligt att registrera en beskrivande
beteckning beror pa det enskilda fallet och sirskilt behovet av att utesluta ensamritt.
Kravet pi att beskrivande beteckningar maste ha inarbetats i mer dn 50 procent av
den berdrda omsittningskretsen ir forenligt med artikel 3.3 i direktivet. Foretaget
Huber anser slutligen att metoden att faststilla huruvida ett varumirke ar inarbetat
omfattas av nationell ritt.
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Franz Attenberger anser att kraven pi sirskiljningsférmaga enligt artikel 3.3 1 direk-
tivet inte ir desamma som de krav som avses i artikel 3.1 b och att begreppet
sarskiljningsformaga har samma betydelse som begreppet ”inarbetning” i 8 para-
grafen tredje stycket i Markengesetz. Enligt honom har ett beskrivande varumirke
forvirvat sirskiljningsférmaga till {6ljd av bruk nar minst 50 procent av den berorda
omsittningskretsen 1 hela medlemsstaten anser att det anvinda tecknet utgér ett
identifierande handelstecken. Den grad av inarbetning som krivs beror pa hur vik-
tigt behovet av att utesluta ensamritt ar. Det aligger den nationella domstolen att
enligt nationella processregler faststilla enligt vilken metod det skall bestimmas
huruvida en vara har {6rvirvat sirskiljningsférmiga till {6ljd av bruk.

Den italienska regeringen anser att det, 1 de fall di ett varumirke som innehéller ett
geografiskt namn till foljd av bruk har férvirvat en otvetydig sirskiljningsférmiga
oberoende av hur det terges grafiskt, saknas anledning att vigra varumirkesin-
nehavaren ett mera omfattande skydd, iven om detta sker pi bekostnad av tredje
man. En sidan bed6mning, som skall vara f6rsiktig med tanke pi att nirmare upp-
gifter i denna friga saknas i direktivet, skall 6verlimnas till den nationella domsto-
len.

Kommissionen anser att ett varumirke har férvirvat séirskiljningsférmiga ull folyd
av bruk enligt artikel 3.3 i direktivet om konsumenten ansig att betecknmgen ifriga
utgjorde ett varumirke innan den tldpunkt dd registreringsansokan ingavs och att
behovet av att utesluta ensamratt lnte har nagon storre betydelse 1 detta hanseende
Kommissionen anser vidare att frigan huruvida varan har férvirvat sirskiljnings-
formaga skall avgoras frin fall till fall, utan att det 4r nédvandigt att bevisa att varan
har inarbetats i mer in 50 procent av den berérda omsittningskretsen. Enligt kom-
missionen skall hinsyn inte bara tas till opinionsundersdkningar, utan iven, till
exempel, till yttranden frin handelskammare, yrkessammanslutningar eller experter.

Domstolen erinrar for det férsta om att det i artikel 3.3 i direktivet foreskrivs att
ett tecken till f6ljd av det bruk som har gjorts av det kan férvirva en sirskiljnings-
formiga som det inte hade tidigare och siledes kan registreras som varumirke. Det
ir siledes genom bruket av ett tecken som detta férvirvar den sirskiljningsformiga
som ir ett villkor for dess registrering.
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Bestimmelsen utgor siledes en betydande lindring av regeln i artikel 3.1 b, 3.1
c och 3.1 d, enligt vilken varumirken inte fir registreras om de saknar sirskiljnings-
fé6rmaga, om de utgdr beskrivande varumirken eller om de endast bestir av upp-
lysningar som i det dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handels-
bruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjansten.

Domstolen pipekar f6r det andra att den sirskiljningsférmiga som ett varumirke
har forvirvat till foljd av det bruk som har gjorts av det, liksom den sirskiljnings-
formiga som enligt artikel 3.1 b utgdr ett av kraven for att ett varumirke skall
kunna registreras, betyder att varumirket limpar sig som identifikationsmedel for
att faststilla att den vara som ir féremal f6r registreringsansokan kommer frin ett
visst foretag och siledes att denna vara kan sirskiljas frin andra foretags varor.

Hirav foljer att ett geografiskt namn kan registreras som varumirke om det till f61;d
av det bruk som har gjorts av det lampar sig som identifikationsmedel for att den
vara som ir foremidl for registreringsansokan kommer frin ett visst foretag och
siledes att denna vara kan sirskiljas frin andra foretags varor. I ett sidant fall har
det geografiska namnet fitt en annan rickvidd, och dess betydelse, som inte lingre
ir beskrivande, rittfardigar att namnet registreras som varumirke.

Windsurfing Chiemsee och kommissionen har siledes pd goda grunder pipekat att
artikel 3.3 inte tilliter en differentierad sirskiljningsférmiga beroende pa vilket
intresse som finns av att dven i fortsittningen lita det geografiska namnet vara till-
gangligt for att brukas av andra foretag.

For att avgora om ett varumirke har forvirvat sirskiljningsformiga till f6]jd av det
bruk som har gjorts av det, skall den behériga myndigheten gora en samlad bedém-
ning av de uppgifter som kan visa att varumirket limpar sig som identifikations-
medel for att faststilla att den aktuella varan kommer frin ett visst foretag och
saledes att denna vara kan sirskiljas frin andra f6retags varor.

1-2829



50

51

52

53

DOM AV DEN 4.5.1999 — FORENADE MALEN C-108/97 OCH C-109/97

Sarskild hiansyn skall darvid tas till om det aktuella geografiska namnet ar speciellt
i nigot hinseende. Om det geografiska namnet iar mycket vilkint kan det endast
anses ha forvirvat sirskiljningsférmiga i den mening som avses i artikel 3.3 i direk-
tivet om det foretag som vill registrera varumairket har brukat det intensivt och
under en ling tid. Om det ir friga om ett namn som redan ir kint som geografisk
ursprungsbeteckning for en viss kategori varor, finns det dnnu storre anledning for
det foretag som vill registrera detta namn for en vara i samma kategori att visa att
det ar vilkint och att det har brukat varumirket intensivt och under ling tid.

Vid bedémningen av huruvida det varumirke som ir foremal for en begiran om
registrering har forvirvat sirskiljningsférméga, kan hinsyn iven tas till den mark-
nadsandel som varumirket innehar, hur ofta, hur linge och p4 hur stort geografiskt
omride detta varumirke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att
saluféra det, den andel av omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange
att varan kommer frin ett visst foretag samt yttranden frin handelskammare och
andra yrkessammanslutningar.

Om den behoériga myndigheten pa grundval av dessa uppgifter anser att den berérda
omsittningskretsen, eller dtminstone en betydande andel av den, tack vare varu-
mirket kan ange att varan kommer frin ett visst foretag, skall den under alla
omstindigheter faststilla att kravet i artikel 3.3 i direktivet {or registrering av varu-
mirket ir uppfyllt. Om det diremot ir friga om omstindigheter under vilka ett
sidant villkor kan anses vara uppfyllt, kan de inte faststillas enbart pi grundval av
allminna och abstrakta uppgifter, sisom bestimda procentsatser.

Betriffande den metod som skall tillimpas for att bedéma om det varumirke som
ir foremdl for registreringsansokan har forvirvat sirskiljningsformiga, papekar
domstolen att gemenskapsritten inte utgdr hinder for att den behoriga myndighe-
ten, om den har sirskilda svirigheter att bedéma denna friga, kan besluta att i enlig-
het med nationell ritt lita utféra en konsumentenkit for att underlitta ett avgé-
rande (se i detta hinseende dom av den 16 juli 1998 i mil C-210/96, Gut
Springenheide och Tusky, REG 1998, s. 1-4657, punkt 37).
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s+ Av vad ovan anférts foljer att de frigor som avser artikel 3.3 forsta meningen 1
direktivet skall besvaras s3, att denna artikel skall tolkas pd si sitt ate

— om varumirket har férvirvat sirskiljningsformaga till f6ljd av det bruk som har
gjorts av det betyder detta att varumirket limpar sig som identifikationsmedel
for att den vara som ir foremil for registreringsansokan kommer frin ett visst
foretag och siledes att denna vara kan sirskiljas frin varor frin andra féretag,

— den utgdr hinder for att begreppet sirskiljningsférméga varierar beroende pa
vilket intresse som finns att lita det geografiska namnet iven i fortsittningen
vara tillgingligt f6r att brukas av andra féretag,

— f6r att avgéra om ett varumirke har forvirvat sirskiljningsférmaéga till foljd av
det bruk som har gjorts av det, skall den behériga myndigheten géra en samlad
bedémning av de uppgifter som kan visa att varumirket limpar sig som iden-
tifikationsmedel for att faststilla att den aktuella varan kommer fran ctt visst
foretag och siledes att denna vara kan sirskiljas frin varor frin andra foretag,

— om den behériga myndigheten anser att en betydande andel av den berdrda
omsittningskretsen tack vare varumirket kan ange att varan kommer frin ett
visst f6retag, skall den under alla omstindigheter faststalla att kravet for regist-
rering av varumirket ar uppfyllt,

— gemenskapsritten utgor inte hinder for att den behoriga myndigheten, om den
har sirskilda svirigheter att bedéma huruvida det varumirke som ir foremal for
registreringsansdkan har férvirvat sirskiljningsformiga, kan besluta att i enlig-
het med nationell ritt lita utféra en konsumentenkit for att underlatta ett avgo-
rande.

1-2831



55

DOM AV DEN 4.5.1999 — FORENADE MALEN C-108/97 OCH C-109/97

Rittegdngskostnader

De kostnader som har fororsakats den italienska regeringen och kommissionen, som
har inkommit med yttranden till domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom fér-
farandet i férhdllande till parterna i milen vid den nationella domstolen utgér ett
led i beredningen av samma mail, ankommer det pa den nationella domstolen att
besluta om rattegangskostnaderna.

P23 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 8 januari 1997 har stillts av Land-
gericht Miinchen I — {6ljande dom:

1) Artikel 3.1 c i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas pa sa sitt
att

— det i denna artikel inte enbart foreskrivs ett forbud mot att geografiska
namn registreras som varumirken i de fall di de anger platser som for
nirvarande enligt den berérda omsittningskretsens uppfattning har ett
samband med den berérda kategorin varor, utan férbudet giller dven
geografiska namn som i framtiden kan komma att anvindas av de be-
rorda foretagen som en geografisk ursprungsbeteckning avseende den
aktuella kategorin varor,
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— om det aktuella geografiska namnet f6r nirvarande enligt den berorda
omsittningskretsens uppfattning inte har ett samband med den berorda
kategorin varor, skall den behériga myndigheten bedoma om det 4r rim-
ligt att ett sidant namn, enligt den berdrda omsittningskretsens uppfatt-
ning, kan komma att ange det geografiska ursprunget till denna kategori
varoft,

— vid denna bedémning skall hinsyn sirskilt tas till i vilken omfattning den
berérda omsittningskretsen kinner till det aktuella geografiska namnet
samt sirdragen for den plats som namnet utpekar och f6r den berérda
kategorin varor,

— sambandet mellan den berérda varan och den geografiska platsen beror
inte nédviandigtvis pi om varan har tillverkats pid denna plats.

2) Artikel 3.3 forsta meningen i direktiv 89/104 skall tolkas pa sa sitt att

— om varumirket har férvirvat sirskiljningsformaga till foljd av det bruk
som har gjorts av det betyder detta att varumirket limpar sig som iden-
tifikationsmedel for att den vara som ér féremal for registreringsansokan
kommer fran ett visst foretag och saledes att denna vara kan sirskiljas
fran varor fran andra foretag,

— den utgor hinder for att begreppet sirskiljningsf6rmaga varierar beroende
pa vilket intresse som finns att lita det geografiska namnet dven i fort-
sittningen vara tillgingligt f6r att brukas av andra foretag,
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— for att avgdra om ett varumirke har forvirvat sirskiljningsformaga till
foljd av det bruk som har gjorts av det, skall den behériga myndigheten
gora en samlad bedémning av de uppgifter som kan visa att varumirket
limpar sig som identifikationsmedel for att faststilla att den aktuella
varan kommer fran ett visst foretag och saledes att denna vara kan sir-
skiljas fran varor frin andra foretag,

— om den behoériga myndigheten anser att en betydande andel av den be-
rorda omsittningskretsen tack vare varumirket kan ange att varan kom-
mer fran ett visst foretag, skall den under alla omstindigheter faststilla
att kravet for registrering av varumirket ar uppfyllt,

— gemenskapsritten utgor inte hinder for att den behériga myndigheten,
om den har sirskilda svarigheter att bedoma huruvida det varumirke
som idr foremal for registreringsansokan har forvirvat sirskiljningsfor-
maga, kan besluta att i enlighet med nationell ritt lata utféra en konsu-
mentenkit for att underlitta ett avgorande.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
Hirsch Jann Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann Edward

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 4 maj 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordforande
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